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xABSTRAK
Nama : Andi Ratu Bulqis
NIM : 10400115061
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Di Kota
Makassar
Pokok masalah penelitian ini mengenai Penegakan Hukum Terhadap
Pemalsuan Merek di Kota Makassar. Pokok masalah tersebut selanjutnya
dirumuskan kedalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1)
Bagaimanakah kategorisasi pemalsuan merek? 2) Bagaimanakah proses
penyelesaian pemalsuan hak merek di Kota Makassar?
Jenis penelitian yang digunakan ini, dapat digolongkan jenis penelitian
lapangan. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer
yakni melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan
Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM Sul-
Sel. Dan data sekunder yaitu diperoleh dan dikumpulkan melalui peraturan
perundang-undangan, literature atau studi kepustakaan, artikel hukum, internet.
Selanjutnya pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisa dan mengelola
secara kualitatif yakni menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu
dideskripsikan dengan menggunakan kalimat sehingga diperoleh paparan dalam
bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik
kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu merek yang dikategorikan
palsu itu adalah mereknya sama tetapi dengan sengaja menggunakan merek yang
sama atau telah terdaftar milik orang lain dan juga ketika suatu produk palsu atau
produk dengan kualitas lebih rendah di tempel dengan merek yang sudah terdaftar
atau merek terkenal. Selain itu proses penyelesaian hukum hak merek palsu
berupa sanksi pidana penjara, sanksi ganti kerugian dan sanksi administrasi. Dan
sanksi Administrasi lah yang paling efektif untuk dilakukan.
Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Perlunya pengawasan yang konkrit
baik dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun dari Kementrian Hukum
dan HAM, untuk melakukan pembinaan hukum terhadap produsen, pedagang, dan
konsumen. 2) Perlunya aparat penegak hukum lebih efektif dalam menjalankan
sanksi terkait merek. Proses penerapan sanksi yang lebih efektif dilakukan adalah
sanksi administrasi dengan pemberlakuan sanksi tersebut maka pelaku
pelanggaran hak atas merek tidak dapat melanjutkan proses produksi karena
keharusan untuk menghentikan semua kegiatan yang berkenaan dengan
pemakaian merek tersebut. Kata Kunci : Penegakan, Pemalsuan Merek
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan industrial di berbagai bidang produksi saat ini tidak diikuti
dengan penghargaan akan hak kekayaan intelektual. Hasil kemampuan intelektual
manusia melahirkan berbagai temuan dalam bidang industry dan teknologi. Hasil
intelektual manusia juga yang menghasilkan tanda pembeda antara produk barang
atau jasa yang diproduksi oleh produsen, sehingga memudahkan konsumen untuk
membedakan masing-masing barang atau jasa yang diproduksi oleh para produsen
tersebut. Krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti saat ini membuat beberapa
banyak produsen yang mengakali dengan menggabungkan barang bermerek yang
asli dengan yang palsu atau bajakan, karena yang palsu tersebut secara fisik mirip
dengan yang asli. Pemanfaatan merek terkenal pada saat sekarang mulai marak,
hal tersebut tidak lain karena ingin mencari keuntungan yang besar yang akan
diperoleh apabila menggunakan merek terkenal.
Sikap masyarakat yang kerap kali memilih “jalan pintas” dalam
memenangkan persaingan, menunggangi hak-hak pihak lain, atau ketika memilih
produk-produk asing yang disukainya. Rasa tidak percaya diri terhadap produk
dalam negeri juga menjadi salah satu alasan kenapa masalah merek terkenal
terjadi.1
1Insan Budi Maulana, “Merek Terke nal Menurut TRIPs Agreement dan Penerapan
Dalam Sistem Merek di Indoneisa”, Vol. 7 No. 13 (April 2000), h. 120. https : / / media . nelit
i . com / media /publications/84573-ID-merek-terkenal-menurut-trips-agreement/ Diakses 2
februari 2019 jam 19.31
2Secara ekonomi memang memanfaatkan merek terkenal mendatangkan
keuntungan yang cukup besar dan fakta dilapangan membuktikan hal tersebut.
Ada banyak cara untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup, salah satunya adalah
dengan membeli barang-barang bermerek. Barang-barang dengan merek tersebut
tentunya selalu dibandrol dengan harga yang tinggi. Akhirnya, masyarakat
seringkali mengambil jalan pintas dengan membeli versi palsu dari merek tersebut
agar tetap terlihat bergaya.2 Seperti yang terjadi di salah satu pasar dan tokoh
grosir yang berada di Makassar yang memiliki ribuan celana jeans bermerek
“Lois” yang palsu atau merupakan merek tiruan, polisi mengetahui peredaran
pakaian dengan merek tiruan ini atas laporan legal officer merek Lois Trademark.
Penindakan ini dilakukan karena pemilik merek Lois Trademark merasa
dirugikan.
Di Indonesia Hak Kekayaan Intelektual sudah diatur dalam peraturan
perundang-undangan, salah satunya pengaturan tentang merek. Pengaturan
tentang merek di Indonesia telah mengalami empat kali perubahan dengan
penggantian Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) secara umum
perkembangan pengaturan merek di Indonesia adalah sebagai berikut.
Peraturan tentang merek pertama yang dibuat oleh pemerintah adalah UU
No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.
Sebelumnya, Indonesia menggunakan UU merek Kolonial tahun 1912 tentang
Merek. Kemudian pada tahun 1997, pemerintah melakukan pembaharuan dengan
mengeluarkan UU No. 14 tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang
2Nadira Ma’rifa, “Kenapa Memakai Barang KW itu Kesalahan Terbesar Fashion ?”,
Hipwee.com, 31 Juli 2014, https://www.hipwee.com/feature/kenapa-memakai-barang-kw-itu-
adalah-kesalahan-fashion-terbesar/ Diakses 2 februari 2019 jam 17.28
3No. 19 tahun 1992 tentang Merek, dan UU No. 15 tahun 2001, dan terakhir
diubah melalui Undang-undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis. Jadi jika ditelaah bahwa merek merupakan bagian dari HaKI yang
sudah ada sejak zaman Indonesia merdeka.
Untuk melahirkan sebuah karya atau menciptakan suatu kreasi dari
manusia membutuhkan tenaga, pikiran dan juga biaya serta pengorbanan waktu.
Hasil kreativitas dan karya manusia tersebut dapat bermanfaat dan mempunyai
nilai ekonomi oleh karena itu butuhnya perlindungan hukum. Menurut Satjipto
Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi
manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada
masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh atau
dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus
diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara
pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.3
Pada umumnya persaingan adalah baik, sebab dapat mendorong pengusaha
untuk menambah hasil produksi, mempertinggi mutu/kualitas barang,
memeperlancar produksi dalam dunia perdagangan yang pada akhirnya tidak
hanya menguntungkan pengusaha/produsen, tetapi juga menguntungkan
konsumen, masyarakat, bangsa dan Negara. Tetapi bila persaingan itu sudah
sampai pada suatu keadaan, dimana pengusaha yang satu berusaha menjatuhkan
lawannya untuk keuntungan sendiri tanpa mengindahkan kerugian yang diderita
3http://repository.unpas.ac.id/. Diakses 26 oktober 2018 jam 08.50
4oleh pihak lain, maka inilah titik awal dari keburukan suatu komperatif yang
menjurus pada pelanggaran hukum.4
Jadi berdasarkan hal tersebut dengan adanya perlindungan hukum itu,
patutlah aparat penegak hukum memberikan rasa aman kepada
penemu/pencipta,pendesai yang telah mengeluarkan biaya, waktu, serta tenaga
yang dihasilkannya. Sehingga ia juga diberikan penghargaan sebagai imbangan
atas upaya kreatifitas dan keterampilannya.
Meningkatnya penggunaan merek dalam fungsi yang modern, yaitu
sebagai tanda pengenal untuk produk perusahaan yang satu dengan yang lain dan
sebagai jaminan kualitas (a guarantee of quality) atau mutu barang.
Isu hukum terbesar dalam dunia merek adalah “ mengapa dalam merek ada
persyaratan hukum tanda dengan daya pembeda?” persyaratan tanda pembeda
muncul dalam merek mengingat merek adalah definisi hukum untuk membedakan
barang dan/ atau jasa dari perusahaan satu terhadap barang dan/ atau jasa
perusahaan lainnya. Jadi tujuan merek adalah untuk membedakan barang dan/
atau jasa dari perusahaan satu terhadap perusahaan lainnya untuk membedakan
sumber (distinguish source) yang memungkinkan konsumen untuk membedakan
sumber suatu produk.5 Melalui merek dari suatu barang dan/atau jasa yang
dihasilkan dapat menghalangi segala upaya persaingan yang tidak jujur dari
pengusaha yang lain yang berupaya maupun beriktikad tidak baik yang
bermaksud untuk mendompleng reputasi dan mengambil pembeda dari merek
4Ok. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Cet.VIII; Jakarta: Raja Wali Pers,
2013), h.356
5Rahmi Jened, Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi
Ekonomi, (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2015),  h. 62.
5terkenal. Iktikad tidak baik dikenal sebagai syarat substantif dalam hukum merek.
Di Indonesia alasan absolut (absolute grounds) tidak diterimanya pendaftaran
merek tercantum dalam Pasal 4 UU NO. 15 tahun 2001 yang menetapkan bahwa:
“Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon
yang beriktikad tidak baik.
Pada hakikatnya pelaksanaan hak atas merek ini kebanyakan tidak sesuai
dengan apa yang ditentukan dan ditetapkan oleh undang-undang. Sehingga
menimbulkan kerugian bagi pemilik atau pencipta merek. Tingkat konsumtif yang
besar yang membuat industri lain memanfaatkan merek terkenal untuk
mendapatkan keuntungan dan menjadikan merek terkenal dengan cara menirukan
atau memalsukan merek tersebut. Peredaran barang palsu atau imitasi (selanjutnya
disebut KW) sudah banyak beredar di pasaran, maraknya peredaran barang palsu
tersebut membuat banyak pihak resah. Perbuatan yang menimbulkan kerugian ini
merupakan perbuatan pelanggaran terhadap merek.
Setiap pengusaha dapat saja mengembangkan usahanya untuk
mempropagandakan barang-barang produksinya untuk memperluas pasar, tetapi
usaha tersebut hendaklah dilakukan dengan jujur dan tidak melanggar hak-hak
orang lain. Timbulnya kerugian terhadap pemilik merek tersebut sangatlah
penting dan sepatutnya untuk dilindungi oleh hukum.
Dalam TRIPs (Trade Related Intellectual Properties) disebutkan bahwa,
Negara anggota wajib melaksanakan ketentuan tentang penggunaan merek
sebagai upaya untuk melindungi konsumen sebagai korban peniruan merek.
Misalnya dalam kasus Nike di Indonesia, Mahkamah Agung RI berpendapat,
6bahwa menggunakan merek terkenal di dunia internasional tanpa izin dapat juga
menggelabui konsumen, seolah-olah barang yang dipalsukan mereknya tersebut
barang asli, padahal barang tiruan tersebut mungkin mutunya lebih rendah dari
barang aslinya.
UU No.15 tahun 2001 telah mengatur tentang perlindungan merek, akan
tetapi pada kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran terhadap merek di
Indonesia adapun juga perubahan menjadi Undang-Undang Merek No. 20 tahun
2016 selanjutnya disebut UUM. Penemu/ pencipta/ pendesain yang telah
mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya
intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.
Perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual merupakan alat pembangunan
ekonomi. Sebuah Negara yang system perlindungan Hak Kekayaan
Intelektualnya berjalan dengan baik, maka pertumbuhan ekonominya akan baik
pula.
Budaya hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum dan
diwujudkan dalam bentuk perilaku sebagai cermin kepatuhan didalam
masyarakat. Didalam budaya hukum dan pemerintahan masyarakat dapat pula
dilihat apakah masyarakat kita dalam kesadaran hukumnya sungguh-sungguh
telah menjunjung tinggi nilai hukum dan pemerintah sebagai suatu aauran main
dalam hidup bersama dan sebagai dasar dalam menyelesaikan setiap masalah
yang timbul dari resiko hidup bersama.6
6Rahmat Yudhi Septian, “Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum dan Pemerintah”,
wordpress.com, 17 juni 2013, https://yuddhiearrochman11.wordpress.com/2013/06/17/139/
diakses 3 februari 2019
7Oleh karena itu maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam
proposal ini adalah “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN
MEREK DI KOTA MAKASSAR”
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian mengenai
penegakan hukum terhadap pemalsuan merek di kota Makassar. Mengenai
gambaran fokus penelitian yang hendak penulis teliti yang pertama adalah
bagaimanakah kategorisasi pemalsuan merek dan fokus penelitian kedua adalah
bagaimanakah proses penyelesaian hukum pemalsuan hak merek di Kota
Makassar.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah yang terurai diatas
tersebut, maka penulis memerincikan kedalam sub masalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah kategorisasi pemalsuan merek?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian hukum pemalsuan hak merek di Kota
Makassar?
D. Kajian Pustaka
Dalam penyusunan proposal dibutuhkan berbagai dukungan teori dari
berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana
penelitian. Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian
terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun
penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penulis, sebagai berikut:
8Rahmi Jened dalam bukunya Hukum Merek Dalam Era Global & Integrasi
Ekonomi dimana dalam bukunya membahas mengenai merek yaitu; sejarah
perkembangan merek, tanda pembeda inheren: elijible sebagai merek dan
perlindungan hukum serta persamaan secara keseluruhan (merek identik).
Ok. Saidin dalam bukunya Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam
bukunya membahas mengenai; definisi merek dan hak merek, dasar hukum
merek, prosedur pendaftaran merek serta buku ini juga membahas proses
penyelesaian sengketa merek.
Christine Kansil dalam bukunya Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum
Dagang Indonesia dalam bukunya membahas mengenai: larangan praktek
monopoli persaingan usaha tidak sehat dan perlindungan konsumen.
Khoirul Hidayah dalam bukunya Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam
bukunya membahas mengenai memahami pentingnya perlindungan Hak
Kekayaan Intelektual dan memahami perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dari
perspektif islam.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasaran rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari
penelitian tersebut adalah:
a. Untuk mengetahui bagaimanakah yang disebut kategori pemalsuan merek
b. Untuk mengetahui bagaimanakah penyelesaian hukum pemalsuan hak merek
di Kota Makassar.
92. Kegunaan Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi
tentang anggapan masyarakat terhadap penyebab pelanggaran hak atas merek.
Adapun secara detail kegunaan tersebut diantaranya sebagai berikut:
a. Kegunaan Teoretik
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan/referensi
dalam mengembangkan teori/konsep dan ilmu pengetahuan khususnya dalam
bidang ilmu Hak Kekayaan Intelektual berkaitan dengan perlindungan hak
merek yang dimiliki oleh seseorang.
b. Kegunaan Praktis
Dapat memberikan pengetahuan serta masukan bagi masyarakat untuk
mengambil kebijakan dalam memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan
intelektual serta meningkatkan budaya hukum yang baik bagi masyarakat
untuk menghargai karya orang lain.
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BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Tinjauan Tentang Merek
1. Pengertian Merek
Dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek,
pengertian merek yang berbunyi:
Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar,
logo nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam betuk 2 (dua)
dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari
dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa
yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan
perdagangan barang dan/atau jasa.
Merek ialah suatu tanda dari hasil kreasi atau pemikiran dari manusia
untuk dipakai sebagai suatu tanda pengenal dari barang atau jasa yang dibuat, dan
konsumen selaku pemakai suatu barang atau jasa dapat membedakan tanda atau
merek dari perusahaan barang atau jasa yang satu dengan perusahaan barang atau
jasa yang lainnya. Dengan memiliki suatu merek berarti telah dapat diterapkan
sebagai salah satu strategi pemasaran, yaitu strategi pengembangan produk kepada
mayarakat pemakai atau kepada masyarakat konsumen, dimana kedudukan suatu
merek dipengaruhi oleh baik atau tidaknya mutu suatu barang yang bersangkutan.7
Beberapa sarjana juga memberikan pendapatnya tentang merek,
diantaranya:
1. Ok. Saidin mengemukakan bahwa,
7 Erlina, “Aspek Yuridis Terhadap Akuisisi Merek Perusahaan,” Vol. 5 No. 2
(Desember 2018),h.88.http:// http://journal.uin-
alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/6466/5566 (Diakses 21 Januari 2019)
jam 21.01
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“Merek adalah suatu tanda (sign) untuk membedakan barang-barang atau
jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok
orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang
dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan
atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa.
2. R.Soekardono merumuskan bahwa,
“Merek adalah suatu tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang
tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin
kualitetnya barang”.
3. Harsono Adisumarto merumuskan bahwa,
“Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan
milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada
punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan yang luas.
Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa
yang bersangkutan adalah milik orang tertentu.
4. Purwo Sujipto mengemukakan bahwa,
“Merek adalah suatu tanda, dengan nama suatu benda tertentu
dipribadikan, sehingga di bedakan dengan lain yang sejenis”
5. Soeryatin merumuskan bahwa,
“Barang-barang yang dihasilkan oleh pabriknya dengan dibungkus dan
pada bungkusnya itu dibubuhi tanda tulisan dan/atau perkataan untuk
membedakan dari barang-barang sejenis hasil pabrik pengusaha lain.”
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Suatu tanda yang sudah memiliki daya pembeda tidak dapat diterima
sebagai merek apabila tidak digunakan pada kegiatan perdagangan barang atau
jasa. Itu sebabnya kantor merek mensyaratkan penyebutan jenis barang pada saat
seseorang yang ingin mendaftarkan hak merek.8
Jadi suatu merek yang dapat diterima juga ialah ketika merek tersebut
tidak terkait oleh suatu produk semisal merek “apple” ialah nama buah tetapi dari
produk berupa gadjet atau handphone, atau semisal “jaguar” ialah nama hewan
tetapi dari produk berupa mobil.
Jenis-jenis dari merek tersebut pun sudah diatur dalam Undang-Undang
Merek yang terdiri dari: merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Mengenai
pengertian merek dagang pasal 1 butir 2 merumuskan sebagai berikut: merek
dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh
seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk
membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa
menurut pasal 1 butir 3 diartikan sebagai merek yang digunakan pada jasa yang
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau
badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
Khusus untuk merek kolektif sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai
jenis merek yang baru oleh karena merek kolektif ini sebenarnya juga terdiri dari
merek dagang dan jasa. Hanya saja merek kolektif ini pemakaiannya digunakan
secara kolektif.
8HukumOnline, “Perbedaan Merek”.
https://m.hukumonline.com/klinik/detail/perbedaan-merek-biasa-merek-terkenal-dan-merek-
termasyhur. Diakses 31 Oktober 2018 jam 13.00
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Dilain hal dari jenis merek sebagaimana dijelaskan di atas adapun
penjelasan lain yang didasarkan kepada bentuk atau wujudnya. Bentuk atau wujud
itu dimaksudkan untuk membedakan dari barang sejenis milik orang lain. Oleh
karena adanya pembedaan itu, maka terdapat beberapa jenis merek yakni:9
1. Merek lukisan (beel mark)
2. Merek kata (word mark)
3. Merek bentuk (form mark)
4. Merek bunyi-bunyian (klank mark)
5. Merek judul (title mark)
Lebih lanjut Soekardono mengemukakan pendapatnya bahwa, tentang
bentuk atau wujud dari merek itu undang-undang tidak memerintahkan apa-apa,
melainkan harus berdaya pembeda, yang diwujudkan dengan:10
1. Cara yang oleh siapa pun mudah dapat dilihat (beel mark)
2. Merek dengan perkataan (word mark)
3. Kombinasi dari merek atas penglihatan dan merek perkataan.
Adapun fungsi merek untuk memenuhi kegiatan perdagangan barang atau
jasa. Dimana fungsi merek sebagai:11
1. Sebagai tanda pengenal untuk produk perusahaan yang satu dengan
perusahaan yang lain.
2. Sebagai alat promosi. Sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup
dengan menyebutkan mereknya untuk menarik konsumen.
9 OK. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Cet. IX; Jakarta: Raja Wali Pers,
2015), h.458
10 OK. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, h.459
11 OK. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, h.459
14
3. Jaminan kualitas atau mutu barang. Hal ini tidak hanya menguntungkan
produsen milik merek, melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang
atau jasa bagi konsumen.
4. Identifikasi asal produk. Merupakan tanda pengenal barang atau jasa yang
menghubungkan barang atau jasa dengan produsen, atau anttara barang atau
jasa dengan daerah/negara asalnya.
2. Pengertian Merek Palsu
Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pemalsuan ialah
tindakan memalsukan dengan meniru bentuk aslinya.12 Jika dikaitkan dengan
barang palsu ialah barang palsu yang biasa disebut juga barang KW ialah barang
tiruan atau imitasi dari barang yang asli (original). Kata KW berasal dari
“kualitas” yang konotasinya “imitasi” atau “tiruan” imitasi merek ialah produk
yang meminjam atau menyalin beberapa atribut khusus dari merek terkenal atau
terkemuka seperti dari nama, bentuk atau warna. Mereka yang tidak identik tetapi
memiliki kemiripan dengan substansi, sifat, nama, bentuk, makna untuk suatu
produk atau layanan yang telah diakui dan dikenal luas. Misalnya “KW super”
untuk barang tiruan terbaik mirip dengan aslinya. KW ada banyak tingkatan serta
kelasnya. Contohnya KW yang pertama, barangnya 80% mendekati barang asli
dan yang kedua, 70% seperti aslinya sedangkan yang ketiga 30% yang di
istilahkan KW jelek karena sudah jauh dari kualitas asli produknya. Dengan
demikian istilah barang “KW” digunakan secara luas untuk produk tiruan lainnya,
misalnya HP, Jam tangan, Tas, Celana, Baju bermerek dan lainnya.
12https://kbbi.web.id/palsu  Diakses 8 januari 2019 jam 06.15
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Penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, hanya
dikenal dengan istilah barang palsu untuk menyebut barang-barang yang
diproduksi dan/atau diperdagangkan dengan menggunakan merek yang sama pada
keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain.
Pasal 21 Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 memuat bahwa;
1. Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhannya.
2. Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak
baik.
Suatu produk yang memiliki merek yang terkenal dan telah berhasil
menembus pasar dengan sukses rata-rata perusahaan pesaing akan mencoba untuk
menyalin atau menjiplak produk sejenis, baik seperti salinan desain berdasarkan
gaya atau desain mode dari produk pesaing yang popular. Dalam hal ini dimana
fashion paling penting daripada desain yang sebenarnya telah disalin dari
beberapa karya yang memberikan penampilan yang sedikit berbeda.
Pengusaha yang beritikad tidak baik dalam hal persaingan tidak jujur
semacam ini berwujud penggunaan upaya-upaya mempergunakan merek dengan
memalsukan merek terkenal (well know trade mark )yang sudah ada sehingga
merek atas barang atau jasa yang diproduksinya secara pokoknya sama dengan
merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal (untuk barang-barang atau jasa
sejenis) dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai, seakan-akan
barang atau jasa yang diproduksinya itu sama dengan produksi barang atau jasa
yang sudah terkenal.13
13 OK. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Cet, IX; Jakarta: Raja Wali Pers,
2015), h. 357
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Seorang penggugat dalam hal ini harus dapat membuktikan bahwa produk
itu memiliki reputasi, tergugat menipu konsumen untuk berasumsi bahwa produk
itu miliknya dan bukan milik penggugat dan penipuan itu berakibat menimbulkan
kerugian terhadap penggugat.14
3. Persyaratan dan Permohonan Pendaftaran Merek
Syarat penuh suatu merek yang harus disanggupi maupun dilaksanakan
oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek, agar
merek yang didaftarkan dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang
ialah bahwa merek itu harus memiliki daya pembeda. Dengan arti lain, tanda yang
digunakan haruslah sedemikian rupa, sehingga memiliki cukup kekuatan untuk
membedakan barang hasil produksi/karya seseorang dengan barang-barang atau
jasa yang diproduksi oleh orang lain. Karena adanya merek itu barang-barang atau
jasa yang diperdagangkan lebih dapat dibedakan atau menjadi suatu tanda
pembeda dan memiliki ciri khas tersendiri
Perlu diuraikan lebih jelas, mengenai merek yang bagaimana yang tidak
dibolehkan untuk sebuah merek atau yang tidak bisa didaftarkan menjadi suatu
merek.
Ketentuan Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001 mengatur lebih
lanjut, apa saja yang tidak dapat dijadikan suatu merek atau yang tidak dapat
didaftarkan sebagai suatu merek.
14Endang Purwaningsih, Perkembangan Hukum Intellectual Property Right (Cet.
I;Bogor:Ghalia Indonesia, 2005), h. 9.
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Menurut pasal 5 UUM No. 15 Tahun 2001 merek tidak dapat didaftarkan
apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini:15
a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila
moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
b. Tidak memiliki daya pembeda;
c. Telah menjadi milik umum; atau
d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang
dimohonkan pendaftaran.
Sedangkan menurut pasal 20 UUM No. 20 Tahun 2016 merek tidak dapat
didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:16
a. Permohonan merek disertai dengan itikad tidak baik, memuat unsur yang
menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan
penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
b. Merek merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan
jasa yang sejenis.
c. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan yang
berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
d. Merek tidak memiliki daya pembeda.
e. Merek mengandung tanda-tanda yang telah menjadi milik umum.
f. Merek memiliki kesamaan dan adanya penyebutan atau berkaitan dengan
barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
15 OK. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Cet. IX; Jakarta: Raja Wali Pers,
2015), h.460
16 Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Cet. I; Malang: Setara Press,
2017), h. 56
18
g. Merek memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas manfaat dan
khasiat dari barang/jasa yang di produksi.
Sedangkan menurut Sudargo Gautama mengemukakan apa saja yang tidak
dapat didaftarkan sebagai suatu merek, yaitu sebagai berikut:17
1. Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum
Tanda-tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum
tidak dapat diterima sebagai merek. Dalam merek bersangkutan tidak boleh
terdapat lukisan-lukisan atau kata-kata yang bertentangan dengan kesusilaan yang
baik dan ketertiban umum.
2. Tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembedaan
Tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda atau yang dianggap
kurang kuat dalam pembedaannya tidak dapat dianggap sebagai merek. Sebagai
contoh misalnya dapat diberitahukan disini; lukisan suatu sepeda untuk barang-
barang sepeda atau kata-kata yang menunjukkan suatu sifat barang, seperti
misalnya “istimewa”. “super”, “sempurna”. Semua ini menunjukkan kualitas pada
suatu barang. Juga nama barang itu sendiri tidak dipakai sebagai merek. Misalnya
“kecap” untuk barang kecap, merek “sabun” untuk sabun dan sebagainya.
3. Tanda Milik Umum
Tanda-tanda yang karena telah dikenal dan dipakai secara luas serta bebas
di kalangan masyarakat tidak lagi cukup untuk dipakai sebagai tanda pengenal
bagi keperluan pribadi dari orang-orang tertentu.tidak dapat misalnya dipakai
17 OK. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Cet. IX; Jakarta: Raja Wali Pers,
2015), h.460
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merek suatu lukisan tentang “tangan yang dikepal dan ibu jari ke atas”. Yang
umumnya dikenal sebagai suatu tanda pujian atau “jempol”.
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang
dimintakan pendaftaran
Yang dimaksudkan dengan merupakan keterangan atau berkaitan dengan
barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran seperti merek “kopi atau gambar
kopi” untuk produk kopi.
Jadi suatu merek yang tidak dapat didaftarkan ialah, merek yang tidak
baik, bertentang dengan agama dan kesusilaan, tidak memiliki daya pembeda,
berkaitan denga barang atau jasa, mempunyai persamaan pada pokoknya yang
tidak sejenis dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merupakan
tiruan simbol negara atau tertulis dari pihak yang berwenang serta kemiripan
karena adanya kesamaan yang menonjol baik dari bentuk, cara penulisan dan
sebagainya.
Berdasarkan merek yang tidak dapat didaftarkan sebagaimana diatas, maka
selanjutnya ialah pengajuan permohonan pendaftaran merek, sebagaimana pada
hakikatnya pemohon yang dapat mendaftarkan permohonan pendaftaran untuk
lebih dari suatu permohonan. Permohonan pendaftaran merek juga dapat diajukan
untuk lebih daripada suatu kelas barang dan/atau jasa dengan menyebutkan jenis
barang dan/atau jasanya.
Sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No. 20 tahun 2016
bahwa:18
18 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis
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(1) Permohonan untuk 2 (dua) kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat
diajukan dalam satu Permohonan.
(2) Permohonan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan
jenis barang/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan
pendaftarannya.
Tujuan permohonan ini ialah penyederhanaan ketentuan lama yang
memastikan pendaftaran satu merek sekadar untuk satu kelas barang atau jasa. Hal
tersebut diartikan agar memudahkan sipemilik dalam memakai mereknya untuk
beberapa barang dan/atau jasa yang termasuk dalam beberapa kelas yang
seharusnya tidaklah lagi dipersulitkan dengan prosedur administrasi yang mesti
dilakukan pengajuan permohonan secara terpisah bagi setiap kelas barang
dan/atau jasa.
Untuk keperluan pendaftaran merek selain harus dipenuhi persyaratan
material, juga harus dipenuhi persyaratan formal. Persyaratan materiel atau
substantive bahwa merek yang didaftarkan tidak bertentangan dengan alas an
absolut atau absolute grounds (Pasal 4 dan pasal 5 UU No. 15/2001) serta alasan
relative atau relative grounds (Pasal 6 UU No. 15/2001).19
Syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek harus diajukan secara
tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditujukan pada Ditjen HKI. Surat permintaan
pendaftaran lazimnya dalam bentuk formulir standar (standart form) yang
mencantumkan hal-hal sebagai berikut:20
1. Tanggal, bulan, dan tahun.
2. Nama lengkap kewarganegaraan dan alamt pemilik merek.
19 Rahmi Jened, Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi
Ekonomi, (Cet.I; Jakarta,:Kencana, 2015), h. 145
20 Rahmi Jened, Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi
Ekonomi,  h. 146
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3. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek
diajukan melalui kuasa.
4. Alamat yang dipilih di Indonesia, apabila pemilik merek bertempat di luar
negeri.
5. Warna-warna apabila merek yang dimintakan pendaftaran menggunakan
unsur-unsur warna.
6. Kelas serta jenis barang atau jasa merek yang dimintakan pendaftarannya.
7. Nama Negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali
dalam hal permintaan pendaftaran diajukan dengan hak prioritas.
8. Tanda tangan pemohon atau kuasa.
9. Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
Pihak yang dapat mengajukan pendaftaran merek dapat diajukan oleh:
1. Perorangan.
2. Beberapa orang.
3. Badan hukum (CV, Firma, Perseroan).
Surat permintaan pendaftaran merek tersebut mesti ditandatangani kepada
pemilik merek. Jikalau permohonan pendaftaran merek tersebut diajukan lebih
dari satu orang atau diajukan oleh badan hukum yang secara bersamaan
berwenang atas merek yang tercantum maka nama orang atau badan hukum yang
mengajukan permohonan tersebut mutlak dicatatkan semuanya dengan memilih
salah satu alamat sebagai alamat merek. Namun untuk yang bertanda tangan
haruslah ditetapkan salah satu dari mereka atau badan hukum tersebut dengan
melampirkan persetujuan tertulis dari orang-orang maupun badan hukum yang
22
lain yang tidaklah serta merta ikut menandatangani tetapi jika permohonan
pendaftaran merek itu diajukan lewat kuasanya, maka surat kuasa tersebut
haruslah ditandatangani oleh semua yang berhak atas merek.
4. Perpanjangan Pendaftaran Merek
Menurut UUM Tahun 2016 jangka waktu pendaftaran merek dapat
diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama, pasal 35 ayat (1).
Sedangkan pendaftaran merek berlaku untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal
penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang, Selanjutnya
UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 36 juga menentukan persyaratan untuk persetujuan
permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar. Persyaratan
itu meliputi:21
1. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa
sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut: dan
2. Barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan
diperdagangkan.
5. Pengalihan dan Lisensi Merek
Dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001
tentang Merek, disebutkan Hak atas Merek Terdaftar dapat beralih atau dialihkan
karena:22
a. Pewarisan
b. Warisan
21 OK. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Cet. IX; Jakarta: Raja Wali Pers,
2015), h. 486
22 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika,
2013), h. 93
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c. Hibah
d. Perjanjian
e. Dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
Maksud dari “sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-
undangan”, misalnya karena pembubaran badan hukum yang semula
merupakan pemilik merek.
Pengalihan Hak atas Merek ini dibuatkan dengan menyiapkan dokumen
yang mendukungnya, seperti sertifikat merek juga bukti lain yang mendukung
kepemilikan tersebut, selanjutnya wajiblah dimohonkan pencatatan tersebut
kepada Direktoran Merek untuk dicatatkan kedalam Daftar Umum Merek.
Berkenaan dengan pendaftaran, Indonesia mengenal atau menganut asas
konstitutif, yaitu Hak atas Merek diperoleh atas pendaftarannya. Artinya,
pemegang Hak Merek adalah seseorang yang mendaftar pertama kali di Direktorat
Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual.
Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik merek terdaftar kepada
seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk
menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang atau
jasa yang di daftarkan.23
Pasal 43 Undang-Undang Merek menentukan bahwa pemilik merek
terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa
penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh
23 OK. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Cet. IX; Jakarta: Raja Wali Pers,
2015), h. 492
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jenis barang atau jasa.24 Perjanjian lisensi diberlakukan di semua wilayah
Indonesia kecuali jika di perjanjikan lain, untuk jangka waktu yang kurang lebih
lama dari jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang berkaitan. Namun
demikian dalan pasal 47 ayat (1) ada satu hal yang dilarang dalam pemberian
lisensi adalah memuat ketentuan dalam perjanjiannya yang langsung maupun
tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian
Indonesia atau membuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa
Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.25
6. Penghapusan dan Pembatalan pendaftaran merek
a. Penghapusan
Penghapusan pendaftaran merek dari daftar umum merek dapat dilakukan
dengan dua cara yaitu:26
a. Atas prakarsa Direktorat Jendral; atau
b. Berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan.
Penghapusam pendaftaran merek berdasarkan prakarsa Direktorat Jenderal
HKI dapat pula diajukan oleh pihak ketiga. Pengajuan permintaan tersebut
dilakukan dengan gugatan melalui: Pengadilan Jakarta Pusat atau Pengadilan
Niaga.
Apabila gugatan penghapusan pendaftaran merek tersebut diterima dan
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Ditjen HKI akan
24 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika,
2013), h. 94
25 OK. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Cet, IX; Jakarta: Raja Wali Pers,
2015), h. 493
26 Ahmadi Miru, Hukum Merek:cara mudah mempelajari undang-undang merek
(Cet.I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.79
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melaksanakan penghapusan merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek
dan mengumumkannya dalam Berita resmi Merek.
Penghapusan hanya dapat dilakukan apabila terdapat bukti yang cukup
bahwa merek yang bersangkutan:27
a. Tidak dipakai (nonuse) berturut-turut selama 3 (tiga) tahun atau lebih
dalam perdagangan barang atau jasa terhitung sejak tanggal
pendaftaran atau pemakaian terakhir. Namun demikian, apabila ada
alas an yang kuat, mengapa merek itu tidak digunakan, Ditjen HKI
dapat mempertimbangkan untutuk tidak dilakukan penghapusan atas
merek tersebut.
b. Dipakai untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis
barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau tidak sesuai
dengan merek yang didaftar
Permintaan penghapusan pendaftaran merek dapat diajukan kepada
Direktorat Jenderal HKI untuk kemudian dicatat dalam Daftar Umum Merek dan
permintaan penghapusan itu dapat juga terhadap merek yang sudah terikat dengan
perjanjian lisensi, tetapi untuk permintaan penghapusannya hanya dapat dilakukan
dengan adanya persetujuan secara tertulis dari penerima lisensi.
b. Pembatalan
Gugatan pembatalan yang didaftarkan kepada Pengadilan Niaga dan
pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa
27 OK. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Cet, IX; Jakarta: Raja Wali Pers,
2015), h. 501
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batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas,
agama, kesusilaan atau ketertiban umum.28
Pembatalan pendaftaran merek disampaikan secara tertulis kepada pemilik
merek maupun kuasanya dengan memberikan argumen pembatalan dengan
menegaskan bahwa mulai dari tanggal pencoretan pada daftar umum merek,
sertifikat merek yang berkaitan dikatakan tidak berlaku lagi.
Pembatalan pendaftaran maupun pencoretan suatu merek menyebabkan
berakhirnya perlindungan terhadap hukum atas merek yang bersangkutan.
7. Pelanggaran Merek
Pelanggaran merek ialah suatu perbuatan dimana si produsen membuat
suatu usaha barang/atau jasa dengan cara melakukan tindakan meniru,
mendompleng, ataupun memalsukan nama barang/atau jasa merek terkenal.
Tindakan perbuatan yang dimiliki pengusaha yang beritikad tidak baik
ialah menimbulkan kesan kepada orang banyak, seolah-olah barang/atau jasa yang
diproduksi tersebut memiliki kesamaan dengan produksi barang/atau jasa yang
lebih dulu terkenal.
Menurut Molegraf, persaingan tidak jujur adalah peristiwa di dalam mana
seseorang untuk menarik para langganan orang lain kepada perusahaan dirinya
sendiri atau demi perluasan penjualan omzet perusahaannya, menggunakan cara-
cara yang bertentangan dengan iktikad baik dan kejujuran didalam perdagangan.29
Praktik perdagangan tidak jujur meliputi:
28 OK. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, h. 503
29 Esti Aryani, “Pelanggaran Hak Atas Merek dan Mekanisme Penyelesaiannya”.
https://media.neliti.com/media/publications/23508-ID-pelanggaran-hak-atas-merek-dan-
mekanisme-penyelesaiannya-di-indonesia.pdf  Diakses pada tanggal 7 januari 2019 jam 20.00
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1. Praktik peniruan merek barang (Trademark piracy)
Berupaya mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal (well
know trade mark) yang sudah ada sehingga mere katas barang atau jasa
yang sudah terkenal dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak
ramai, seakan-akan barang atau jasa yang diproduksinya sama dengan
barang atau jasa yang terkenal.
2. Praktik pemalsuan merek dagang (Conterfeiting)
Berupaya dengan cara memproduksi barang-barang dengan
mempergunakan merek yang sudah dikenal secara luas didalam masyrakat
yang bukan merupakan haknya.
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan
sifat dan asal usul merek (Imitations of Label and Packaging)
Berupaya dengan cara mencantumkan keterangan tentang sifat dan asal-
usul \barang yang tidak sebenarnya, untuk mengelabui konsumen, seakan-
akan barang tersebut memiliki kualitas yang baik karena berasal dari
daerah penghasilan barang yang bermutu.
8. Hak Merek Dalam Islam
Adanya merek yang masuk kedalam dunia bisnis sangatlah berpengaruh
baik bagi produsen maupun bagi konsumen. Bagi produsen merek yang baik dapat
menaikkan nama atau membangkitkan citra produsen (perusahaan), dan bisa
digunakan untuk kepentingan promosi. Misalnya merek baju sangat terkenal,
walaupun desainnya kurang bagus namun masyarakat akan tetap menganggap
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bahwa baju ini adalah baju yang megah yang dibuat oleh desain ternama atau
yang dipakai oleh model terkenal.
Lain halnya bagi konsumen, merek yang memberikan identitas setiap
produk, sehingga akan lebih mudah untuk mengenali produk yang ia inginkan.
Betapa pentingnya keberadaan merek dalam dunia bisnis. Namun karena
persaingan yang ketat dalam dunia bisnis dapat merubah perilaku pelaku usaha
untuk melakukan persaingan usaha yang tidak sehat berkaitan dengan produk
barang yang dihasilkannya. Hal ini mengingat tujuan bisnis ialah untuk mencapai
untuk yang sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya, sehingga pelaku usaha
berusaha untuk memenangkan persaingan tersebut meskipun dilakukan dengan
cara yang tidak baik atau tidak benar maupun yang melanggar etika dan norma
yang berlaku sehingga tidak hanya pelaku usaha lainnya yang dirugikan tetapi
juga konsumen.
Setiap pelanggaran atas merek berupa meniru, membajak, menjiplak dan
memalsukan produk yang bermerek hukumnya haram, karena masuk dalam
kategori memakan harta orang lain dengan cara batil. Allah SWT berfirman:
َﯾﺎَأﯾﱡَﮭﺎ اﻟﱠِذﯾَن آَﻣُﻧوا َﻻ َﺗﺄُْﻛﻠُوا أَْﻣَواﻟَُﻛْمَﺑْﯾَﻧُﻛْم ﺑِﺎْﻟَﺑﺎِطِل إِﻻﱠ أَْن َﺗُﻛوَن ﺗَِﺟﺎَرًة َﻋْن َﺗَراٍض ِﻣْﻧُﻛْم 
Terjemahan:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan penjagaan yang
berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (Qs. An-Nisa: 29)
Ayat ini menegaskan dan mensyaratkan agar tidak diperbolehkannya
menggunakan harta kekayaan orang lain, kecuali melalui perniagaan yang di
dasari atas suka sama suka.30
30http://www.nu.or.id/post/read/93065/merek-menurut-hukum-islam  Diakses 1
januari 2019 jam 10.00
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Adapun dalam hadits Nabi Muhammad SAW dalam khutbah haji Wada’
bersabda:31
إِنﱠ ِدَﻣﺎَءُﻛْم َوأَْﻣَواَﻟُﻛْم َوأَْﻋَراَﺿُﻛْم َﻋﻠَْﯾُﻛْم َﺣَراٌم َﻛُﺣْرَﻣِﺔ َﯾْوِﻣُﻛْم َھَذا ﻓِﻲ َﺑﻠَِدُﻛْم َھَذا ﻓِﻲ َﺷْﮭ ِرُﻛْم َھَذا
Artinya:
Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatanmu bagi kamu sekalian
adalah haramnya harimu ini, di negaramu ini, di bulanmu ini. (Tafsir Ibnu Katsir,
Shahih Al-Bukhari, dan Shahih Musllim).
Dalam hukum islam menjelaskan bahwa monopoli seseorang atas
kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual melalui wujud ilmu yang sudah
diperolehnya dengan tujuan memungut keuntungan yang sebesar-besarnya dan
tidak disertai tujuan mendapatkan ridho dari Allah SWT, maka ilmu yang kita
miliki dalam bentuk hasil karya, tidak akan mendapatkan kemuliaan di hadapan
Allah SWT.32
Karena setiap muslim diperintahkan untuk menghindari hal-hal yang
haram atau tidak diperbolehkannya dalam hukum islam dan berusaha untuk
berusaha sesuai kemampuan masing-masing. Pembelian terhadap produk dengan
merek palsu adalah tindakan yang bertentangan dengan perintah ini, karenanya
berarti membantu mereka dalam kedzaliman dan perbuatan yang tidak
dibenarkan.
31https://www.nahimunkar.org/hadits-hadits-khutbah-haji-wada-2/ Diakses 1 januari
2019 jam 10.02
32Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Cet. I; Malang: Setara Press,
2017), h. 12
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B. Tinjauan Tentang Proses Penegakan Hukum Pemalsuan Hak Merek
1. Proses Penyelesaian Sengketa
Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain
yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhannya, untuk barang atau jasa yang sejenis, yaitu:33
a. Gugatan ganti rugi, dan/atau;
b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan menggunakan
merek tersebut.
Gugatan atas pelanggaran merek dapat diajukan oleh penerima lisensi
merek terdaftar, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek
yang bersangkutan.
Berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang merasa dirugikan dapat
meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara,
yaitu mengenai : a) mencegah masuknya barang yang berhubungan dengan
pelanggaran hak merek; b) menyimpan alat bukti yang berhubungan dengan
pelanggaran merek tertentu.
2. Sanksi Terhadap Pelaku Pemalsuan Hak Merek
Adapun penegakan hukum yang ada pada Undang-undang Nomor 20
Tahun 2016 tentang merek meliputi; penegakan sanksi hukum pidana, hukum
perdata, dan hukum administratif.
a) Penegakan sanksi pidana
33 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika,
2013), h. 95
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Undang-undang merek memberikan ancaman pidana kepada setiap orang
yang menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya ataupun yang sama
pada pokoknya. Besarnya ancaman pidana, ditentukan dalam pasal 100 UUM ayat
1 dan 2, yaitu:
Pasal 100 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016
“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang
sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk
barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda
paling panyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
Ayat 2
“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang
sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang
dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
b) Penegakan sanksi perdata
Di dalam pasal 76 Undang-undang No.15 Tahun 2001 disebutkan bahwa
pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang
secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhan untu barang dan atau jasa yang sejenis berupa gugatan
ganti rugi.34
c) Penegakan sanksi administrasi
Tindakan Administratif merupakan kewenangan yang dilimpahkan pada
Kantor merek yang dapat di kenakan pada setiap orang/badan Hukum yang
34 Syafruddin Udin, “Penegakan Hukum Dibidang Merek dan Permasalahannya”,
Blog Syafruddin Udin. http://syafruddinsh.blogspot.com/2011/04/penegakan-hukum-
dibidang-merek-dan.html  Diakses pada tanggal 7 januari 2019 jam 20.05
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melakukan pelanggaran terhadap hak merek, sesuai dengan kewenangannya
Tindakan administrative yang dapat dilakukan oleh kantor Merek antara lain:
1) Melakukan penolakan atas permintaan pendaftaran Merek. Pada tahap
proses pendaftaran merek, Peranan Kantor Merek sangat menentukan
dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek yang
sudah terdaftar. Dengan kewenangan yang dimilikinya, kantor merek
berhak menolak permintaan pendaftaran.
2) Penghapusan Pendaftaran Merek dari DUM (Daftar Umum Merek).
Dalam ketentuan pasal 61 ayat 1 undang-undang memberikan wewenang
kepada kantor merek secara “ Ex officio” atau atas praarsa sendiri untuk
mengambil tindakan administrasi, yakni melakukan penghapusan
pendaftaran merek dari DUM (Daftar Umum Merek). Tindakan
penghapusan pendaftaran merek dapat dilakukan kantor merek apabila
diperoleh bukti yang cukup atas dasar alasan bahwa merek yang
digunakan tidak sesuai dengan yang didaftarkan.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penlitian lapangan (field
research). Penelitian ini memberikan gambaran situasi dan kejadian secara
sistematis, utuh dan aktual, mengenai faktor-faktor dan sifat-sifat yang saling
mempengaruhi serta menjelaskan hubungan dari permasalahan yang sedang
diteliti.
2. Lokasi Penelitian
Lokasi yang dipilih penulis yaitu di Pengadilan Negeri Makassar,
alasannya karena yurisdiksi Pengadilan Negeri Makassar merupakan lembaga
peradilan atau penegakan hukum yang menangani terhadap pelanggaran kasus
pemalsuan merek yang terjadi di Kota Makassar serta putusan sengketa merek.
B. Pendekatan Penelitian
Metode penulisan yang digunakan dalam mencari data guna mendukung
adalah pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan penelitian yang
dimulai dengan menganalisa pasal-pasal di dalam peraturan perundang-undangan
yang mengatur suatu masalah (problem). Analisis pasal ini dimaksudkan untuk
melihat substansial aturan yang ada dalam regulasi dengan kenyataan. Serta
pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari
penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik
hukum.
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C. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori
primer dan sekunder:
1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber
pertama berdasarkan penelitian lapangan dengan cara wawancara yaitu
proses Tanya jawab antar dua orang atau lebih, bertatap muka dengan
mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan.
2. Data sekunder terdiri dari;
a. Primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung di lapangan
atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan pihak terkait
yaitu Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan lokasi kedua yaitu
Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kementrian
Hukum dan HAM Provinsi Sul-Sel.
b. Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap
bahan-bahan primer yang terdiri dari hasil penelitian, buku-buku
tentang merek, arsip-arsip, jurnal ilmiah dan lain sebagainya dianggap
relevan dengan penelitian ini.
c. Tersier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum maupun kamus
umum dan website internet melalui google.
D. Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini diperoleh dengan berbagai cara yaitu:
1. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap
gejala yang diteliti.
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2. Wawancara yaitu Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara
langsung.
3. Studi pustaka yaitu metode yang dipergunakan dalam penelitian normatif.
Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang
dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan
(observasi) dan kuesioner.
E. Instrumen Penelitian
Instrument penelitian suatu alat yang mengukur fenomena sosial yang
diamati. Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama,
pedoman wawancara yaitu alat yang digunakan dalam wawancara yang dijadikan
dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan
terstruktur.
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa
data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata
sehingga diperoleh paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat
dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.
G. Pengujian Keabsahan Data
Dalam menguji data dan materi yang disajikan digunakan materi sebagai
berikut:
a. Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip,
atau memperjelas bunyi peraturan perundang-undangan dan uraian umum.
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b. Komperatif yaitu pada umumnya digunakan dalam bentuk
membandingkan perbedaan pendapat terutama terhadap materi yang
mungkin dapat menimbulkan ketidak sepahaman serta dapat menimbulkan
kerancuan.
c. Deduktif yaitu pada umumnya berpedoman pada pertauran perundang-
undangan.
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Hak Merek di Kota Makassar
Salah satu alat kompetensi perusahaan global adalah brand atau merek.
Kekuatan market capitalization Google, Microsoft, Nike, Channel, Gucci dan
lain-lain bukan karena asset fisiknya yang besar melainkan nilai jual pemasaran
dari merek yang mereka miliki.
Sebagai contoh makassar selama ini mempunyai beberapa sebutan
diantaranya “kota Daeng” dan juga “Kota Anging Mamiri”. Banyaknya identitas
yang dilekatkan pada Kota Makassar.
Suatu nama dari brand terkadang tidak memiliki arti, akan tetapi bagi
orang marketing nama brand atau merek mengandung banyak makna dan bernilai
ekonomi. Nilainya sangat bergantung terhadap bagaimana sang empunya nama
mengelola, merawat dan membesarkannya.
Untuk melakukan suatu penandaan terhadap barang dagang dan/atau jasa
di Kota Makassar perlu mempertimbangkan banyak hal, pelaku usaha terlebih
dahulu mendaftarkan merek dari barang dan/atau jasa yang diinginkannya di
Dirjen HKI, sebagaimana yang ditegaskan pada UUM No.20 Tahun 2016.
Dengan adanya hak ekslusif yang diberikan oleh Negara pemilik merek
berhak untuk menggunakan mereknya sendiri dan pendaftaran merek merupakan
syarat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek.
Sebagaimana dalam tabel jumlah hak merek yang terdaftar di Kota Makassar:
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Tabel 1
Jumlah Pendaftaran Hak Merek di Kota Makassar Tahun 2014 - 2018
No. Tahun Permohonan Diterima Ditolak Dibatalkan Perubahan Perpanjangan
1 2014 73 69 1 1 1 -
2 2015 105 105 - - - 1
3 2016 115 114 1 - - 3
4 2017 132 132 - - - 1
5 2018 140 140 - - - -
T O T A L 565 560 2 1 1 5
Sumber Data : Kementrian Hukum dan HAM, diambil tanggal 16 April 2019
Provinsi SulSel
Menurut penulis, jumlah pendaftar hak merek pada tahun 2014-2018
seperti yang diliat pada tabel 1 pada tahun 2014-2018 ada 565 pemegang hak
merek yang mendaftarkan mereknya. Dari 565 tersebut ada 560 yang diterima
mereknya lalu dikirimkan ke pusat yaitu Dirjen HKI untuk di proses. Pada tabel 1
tersebut ada 1 merek yang ditolak, seperti yang dikatakan Feny Feliana bahwa
suatu merek yang ditolak tidak dapat diterima jika memiliki persaman pada
pokoknya. Ketika merek yang akan ditolak bagian pelayanan kekayaan intelktual
memberikan prosedur pemberitahuan penolakan pendaftaran merek beserta alasan
dan memberikan jangka waktu 1 bulan kepada pemilik merek yang ditolak
tersebut untuk merubah merek yang ingin ia daftar dan dipersilahkan untuk
memberikan argumen jika pemilik merek yang ditolak tertap bersikeras untuk
memakai merek tersebut.
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Selain dari merek yang terdaftar di Makassar terdapat juga perkara merek
dan yang terbukti palsu sebagaimana dalam tabel 2 dan 3:
Tabel 2
Jumlah Perkara hak Merek di Kota Makassar Tahun 2014-2018
No Tahun Perkara Hak Merek
1
2
3
4
5
2014
2015
2016
2017
2018
2
-
-
-
-
T O T A L 2
Sumber Data : Putusan Pengadilan Negeri Makassar, diambil tanggal 19 Maret
2019
Dalam tabel 2 tersebut menurut penulis, walaupun dalam kenyataannya
banyak pelanggaran merek yang terjadi khususnya di kota Makassar. Tetapi, dari
hasil penelitian yang penulis lakukan, jumlah perkara merek dari tahun 2014
sampai dengan 2018 hanya 2 perkara yang masuk. Hal ini disebabkan karena
Undang-undang No.20 tahun 2016 merupakan delik aduan yang menyebabkan
pelanggaran merek yang terjadi di kota Makassar hanya akan diproses apabila
adanya aduan dari pihak yang merasa dirugikan. Sepeti dalam wawancara penulis
dengan Doddy Hendrasakti, Hakim Pengadilan Negeri Makassar mengatakan
bahwa delik aduan akan ditindak lanjuti apabila ada pihak yang merasa dirugikan,
segera melapor ke pihak kepolisian tentang apa yang dirugikan tersebut dengan
disertai bukti-bukti yang konkrit dan juga adanya saksi.
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Tabel 3
Jumlah Hak Merek Terbukti Palsu dan Tidak terbukti Palsu
Tahun 2014-2018
No. Tahun Terbukti Palsu Tidak Terbukti Palsu
1 2014
2015
2016
2017
2018
2
-
-
-
-
69
105
114
132
140
2
3
4
5
T O T A L 2 560
Sumber Data : Putusan Pengadilan Negeri Makassar, diambil tanggal 19 Maret
2019 & Kementrian Hukum dan HAM Provinsi SulSel, diambil
tanggal 16 April 2019
Dari tabel 3 tersebut pada tahun 2014-2018 hanya 2 merek yang terbukti
palsu, hal ini dikarenakan bahwa merek merupakan delik aduan. Sedangkan
merek yang tidak terbukti palsu berdasarkan wawancara, Feny Feliana Kepala
subbidang Pelayanan Intelektual mengatakan bahwa merek yang terdaftar di
Kementrian Hukum dan HAM bagian Hak Kekayaan Intelektual itu sudah pasti
asli karena kembali dari aturan merek itu sendiri bahwa bukan dari siapa yang
pertama menciptakan tetapi dari siapa yang pertama mendaftarkan. Tetapi banyak
juga pelaku usaha yang menjual barang-barang bermerek hasil pelanggaran
(barang palsu) yang menggunakan merek terkenal untuk menarik minat pelanggan
di pusat pertokoan di Kota Makassar. Mengapa masih terjual oleh pelaku usaha
yang beriktikad tidak baik itu karena merek merupakan delik aduan, selagi
pemegang merek tidak komplain akan hal tersebut maka tidak dapat dihentikan.
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Pendaftaran Merek di Kota Makassar dapat dilakukan di Direktorat Jendral
HKI Kementrian Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Selatan yang terletak
dijalan Sultan Alauddin. Letak kantor sangat strategis tepatnya berada di tengah
kota, sehingga sangat muda dijangkau oleh masyarakat Kota Makassar. Dirjen
HKI Kementrian Hukum dan HAM sendiri mempunyai tugas yaitu, melaksanakan
tugas dan fungsi Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain pendaftaran merek apabila ada suatu pihak yang merasa dirugikan
akibat pihak lain yang mendompleng atau memalsukan mereknya dapat menuntut
pihak tersebut di Pengadilan Negeri Makassar yang terletak di jalan R.A. Kartini.
Tugas pokoknya ialah menerima, memeriksa, dan mengadili berkas penuntutan
perkara dari Kejaksaan Negeri Makassar yang berkaitan dengan kejahatan dan
pelanggaran hukum di wilayah hukumnya.
B. Kategorisasi Pemalsuan Merek
Kehadiran perusahaan monopoli di pasar umumnya sering menimbulkan
kerugian-kerugian bagi kelangsungan hidup perekonomian, sehingga
perekonomian cenderung menjadi tidak sehat dan mendatangkan kerugian kepada
masyarakat secara luas.
Suatu tanda dapat dikatakan sebagai merek ketika memenuhi syarat mutlak
berupa adanya daya pembeda yang cukup, yakni tanda yang dipakai mempunyai
kekuatan untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi suatu
perusahaan dari perusahaan lainnya. Persaingan perusahaan yang menciptakan
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suatu karya atau suatu kreasi dimana meningkatkan kualitas suatu produk yang
pada akhirnya akan menguntungkan bagi produsen maupun konsumen. Akan
tetapi apabila persaingan kemudian sampai pada suatu keadaan dimana pengusaha
yang merasa produk miliknya tersaingi dan berusaha menjatuhkan pesaingnya
dengan cara-cara yang tidak mengindahkan dan mengakibatkan kerugian yang
diderita oleh pihak lain. Banyaknya produsen yang mengakali dengan
menggabungkan barang bermerek yang asli dengan yang palsu atau bajakan,
karena yang palsu tersebut secara fisik mirip dengan yang asli. Pemanfaatan
merek terkenal mulai marak dengan tujuan ingin mencari keuntungan yang besar
yang akan diperoleh apabila menggunakan merek terkenal.
Dengan adanya hak eksklusif yang diberikan oleh Negara pemilik merek
berhak untuk menggunakan mereknya sendiri dan pendaftaran merek merupakan
syarat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek.
sehingga dapat menghindari adanya persamaan merek atau persamaan barang
dan/jasa yang dijual.
Tetapi yang terjadi sekarang ini adanya kesenjangan antara peraturan yang
mengatur (substansi) dengan fakta yang terjadi di masyarakat khususnya di Kota
Makassar, dimana masih banyak pedagang atau pelaku usaha yang menjual
barang-barang palsu secara bebas. Seperti yang dikatakan Doddy Hendrasakti
Hakim Pengadilan Negeri makassar bahwa Suatu merek yang dikategorikan
palsu itu apabila:35
35 Doddy Hendrasakti, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, wawancara di Pengadilan
Negeri Makassar, 19 Maret 2019
43
a) Mereknya sama tetapi dengan sengaja menggunakan merek yang sama
atau telah terdaftar milik orang lain. Dengan arti memperdagangkan
barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran, menggunakan
merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak
lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan. Siapa dari pihak lain itu ialah orang-orang yang dia
menerangkan bahwa ia yang mempunyai merek tersebut dengan bukti
pernah mendaftarkannya di Dirjen HKI seperti adanya sertifikat apabila
ada pihak lain yang menggunakannya maka pihak yang mempunyai merek
tersebut memberikan sebuah teguran terhadap calon pihak tergugat pada
proses hukum yang sudah mendompleng mereknya dengan tujuan
memberikan kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk berbuat
sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak
penggugat. Tentu saja hal demikian itu akan sangat mengacaukan
perekonomian dalam skala nasional dan skala lokal.
b) Tindakan pemalsuan dari suatu merek dapat dikategorikan pula sebagai
persaingan curang yang didasari dengan itikad tidak baik yang dapat
mengakibat kerugian bagi pemegang merek yang lebih dulu terdaftar.
c) Pemalsuan merek dapat terjadi ketika suatu produk palsu atau produk
dengan kualitas lebih rendah ditempel dengan merek yang sudah terdaftar
atau merek terkenal. Di makassar, pemalsuan merek terkenal sering terjadi
terutama terhadap produk-produk garmen yang kebanyakan merupakan
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merek luar negeri seperti Levi’s, Wrangler, Lois serta produk rokok, dan
Kosmetik.36
d) Pemalsuan merek dapat dikatakan sebagai kejahatan ekonomi, karena para
pemalsu merek tidak hanya menipu dan merugikan konsumen dengan
produk palsunya namun juga merusak reputasi dari pengusaha aslinya.37
Menurut Feny Feliana, Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Sul-Sel, bentuk pelanggaran merek
khususnya di Kota Makassar lebih di dominasi oleh pemalsuan, perbuatan-
perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal usul
merek dan peniruan merek dagang. Pelanggaran tersebut sangat banyak terjadi,
hal ini dapat dilihat dengan banyaknya produk-produk palsu yang beredar dan
diperjual belikan di Kota Makassar. Pelanggaran tersebut terjadi karena
keuntungan yang didapatkan pelaku lebih tinggi. Hal ini dikarenakan kualitas
barang yang dipalsukan tersebut lebih rendah dan harganya murah, sehingga
produk dari hasil pelanggaran tersebut dijual dibawah harga barang asli.
Guna memperkuat hasil dari penelitian ini, penulis melakukan penelitian di
Pengadilan Negeri Makassar untuk mencari data-data terkait kasus pelanggaran
merek yang pernah ditangani oleh Pengadili Negeri makassar.
Perkara merek yang pernah terjadi di Kota makassar antara lain:
a) Kasus ballpoint merek FASTER yang asli dari perusahaan PT. PERDANA
CRYSTAL PLASTIC milik sdr. Tandean melawan FASTER palsu milik sdr.
36 Feny Feliana, Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, wawancara di
Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Sulsel, 16 April 2019
37 Feny Feliana, Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, wawancara di
Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Sulsel, 16 April 2019
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hendrik gunawan alias asiu yang terdapat dalam putusan nomor 1302/Pid.
B/2014/ PN. Mks. Telah terbukti melakukan tindak pidana “menggunakan
merek yang sama dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang yang
diperdagangkan”.
Memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa HENDRIK GUNAWAN alias ASIU terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Merek”
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Ayat (1) Jo.
Pasal 90 Undang-Undang RI No.15 tahun 2001 tentang Merek dalam
dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HENDRIK GUNAWAN alias
ASIU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh)
bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 33 (tiga puluh tiga) dos yang berisikan ballpoint merek FASTER,
setiap dosnya terdapat 12 (dua belas) gros dan setiap 1 (satu) gros
berisi 12 (dua belas) lusin ballpoint;
- 140 (seratus empat puluh) ball yang berisi ballpoint merek
FASTER. Setiap ball terdapat 2 (dua) dos dan setiap dosnya
berisikan 12 (dua belas) lusin ballpoint;
- 1 (satu) lembar nota/tanda bukti transaksi pembelian ballpoint
merek FASTER sebesar Rp. 271. 000,- (dua ratus tujuh puluh satu
ribu rupiah);
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- 1 (satu) gross ballpoint merek FASTER yang berisikan 12 (dua
belas) dos ballpoint serta dalam dos berisikan 12 (dua belas) batang
ballpoint dengan jumlah keseluruhan 144 (seratus empat puluh
empat) batang ballpoint.
Dari perkara tersebut majelis hakim mengadili;
1. Menyatakan terdakwa HENDRIK GUNAWAN alias ASIU, telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pedana
“merek”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HENDRIK GUNAWAN alias
ASIU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa,
kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, dalam
hal terdakwa mengulangi perbuatannya, atau melakukan tindak pidana
sebelum berakhirnya masa percobaan 10 (sepuluh) bulan.
Analisis penulis:
Dari putusan perkara ballpoint merek FASTER menurut penulis sudah
sangat baik bahwa barang bukti dari merek faster palsu tersebut dirampas untuk
dimusnahkan. Tetapi, penerapan hukum yang dijatuhkan terhadap terdakwa
dimana menjatuhkan hukuman pidana selama 8 (delapan) bulan dengan masa
percobaan selama 10 (sepuluh) bulan sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan
terhadap saksi korban selaku pemilik/pemegang hak merek pulpen FASTER.
Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kwalitasnya tidak bagus sehingga kalau
Terdakwa tidak dihukum berat tidak ada efek jera dan perbuatan terdakwa ini
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berpotensi akan diulangi dan akan menciptakan/memicu peredaran pasar gelap.
Adapun juga keadan yang memberatkan dari korban dimana perbuatan Terdakwa
tersebut mengakibatkan PT. PERDANA CRYSTAL PLASTIC INDUSTRY
mengalami kerugian, baik yang bersifat materi maupun yang bersifat immateri
berupa pencitraan yang kurang baik atas produk ballpoint merek FASTER.
b) Kasus pelanggaran merek dengan nomor putusan 1238/PID.B/2014/PN.Mks
dengan terdakwa Phie King alias Goang bin Phie Langsui telah terbukti
melakukan tindak pidana “menggunakan merek yang sama dengan merek
yang terdaftar milik pihak lain untuk barang yang diperdagangkan”.
Terdakwa Phie King alias Goang bin Phie Langsui terbukti melanggar pasal
90, pasal 91, dan pasal 92 UU No.15 Tahun 2001. Dari pelanggaran tersebut
ditemukan barang bukti berupa:
- 1026 (seribu dua puluh enam) karung merek Gatotkaca hasil
pemalsuan yang sudah terjahit;
- 57 (lima puluh tujuh) karung tepung terigu merek anadolu yang
jahitannya dalam keadaan terbuka;
- 78 (tujuh puluh delapan) karung tepung terigu merek anadolu dalam
keadaan terjahit;
- 16 (enam belas) merek Gatotkaca hasil pemalsuan yang belum terjahit;
- 1010 (seribu sepuluh) lembar karung kosongmerek Gatotkaca;
- 1270 (seribu dua ratus tujuh puluh) lembar karung kosong merek
anadolu.
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Maraknya pelanggaran hak merek di Kota Makassar, suatu hal yang
menjadi pertanyaan penulis, apa faktor yang menyebabkan atau alasan yang
menyebabkan pihak-pihak tertentu melakukan pemalsuan merek sehingga terjadi
pelanggaran hak merek di Kota makassar. Dalam hasil wawancara penulis dengan
narasumber, indikator yang yang menyebabkan pihak lain melakukan pelanggaran
merek khususnya di kota Makassar, ialah:38
1. Memperoleh keuntungan secara cepat dan pasti, karena merek yang
dipalsukan atau ditiru tersebut biasanya merek-merek dari barang yang
laris di pasaran;
2. Tidak mau menanggung resiko rugi dalam hal harus membuat sesuatu
merek baru menjadi terkenal karena biaya iklan dan promosi biayanya
sangat besar;
3. Selisih keuntungan yang diperoleh dan menjual barang dengan
bermerek palsu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungan
yang diperoleh jika menjual barang yang asli, karena pemalsu tidak
perlu membayar riset dan pengembangan, biaya iklan promosi, serta
pajak. Sehingga bisa memberikan potongan harga kepada pedagang.
Dalam wawancara tersebut penulis berpendapat bahwa pada prinsipnya
setiap tindakan untuk menggunakan merek identik untuk produk identik adalah
secara nyata merupakan tindakan pemalsuan, suatu merek yang dikategorikan
palsu itu apabila mereknya sama tetapi dengan SENGAJA menggunakan merek
yang sama. Dimana itu termasuk tindakan pelanggaran yang membuat si pelaku
38 Feny Feliana, Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, wawancara di
Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Sulsel, 16 April 2019
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terus menerus melakukan hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi
secara mudah dengan mencoba atau melakukan tindakan meniru atau memalsukan
merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat. Dari hal tersebut perlulah
dibutuhkan kesadaran masyarakat karena faktor pelanggaran hak merek yang
terjadi khususnya di kota Makassar juga karena kurangnya kesadaran dari
masrakat. Dengan kurangnya kesadaran masyarakat pelanggaran merek akan terus
terjadi bahkan meningkat. Maka sosialisasi mengenai UUM 20 tahun 2016 harus
terus dilakukan, agar pemalsuan atau pelanggaran merek di kota Makassar dapat
diminimalisir.
C. Proses Penyelesaian Hukum Hak Merek
Dalam proses penyelesaian hukum atas pemalsuan merek yang terjadi,
maka pemilik merek dapat menempuh upaya penyelesaian tergantung pada kasus
faktual yang terjadi. Dalam pasal 5 UUM 20 tahun 2016, terlihat bahwa merek
yang dilindungi ialah merek yang terdaftar. Artinya suatu merek dapat dilindungi,
apabila pemilik merek sudah mendaftarkan merek dan mereknya sudah terdaftar
di Dirjen HKI. Maka tanpa adanya pendaftarn merek, hak ekslusif tidak akan ada.
Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa pendaftaran merek merupakan
kewajiban yang harus dilakukan oleh pemilik merek agar dia mendapat hak
ekslusif atas mereknya.39 Sejatinya perlindungan terhadap merek ini mempunyai
ketentuan terhadap sanksi yang akan diberikan apabila terjadi pelanggaran
terhadap hak merek. Sanksi tersebut dituangkan dalam proses penyelesaian
39 Doddy Hendrasakti, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, wawancara di Pengadilan
Negeri Makassar, 19 Maret 2019.
50
hukum, dalam penyelesaian yang terjadi ada terdapat sanksi yakni sanksi pidana,
perdata, maupun dari segi administrasi sebagai berikut:40
1. Ketentuan Pidana
Dalam ketentuan pidana undang-undang merek telah memberikan
ancaman pidana kepada setiap orang yang menggunakan merek yang sama pada
keseluruhannya ataupun sama pada pokoknya. Tindak pidana di bidang Merek
adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman sebagai kejahatan
atau pelanggaran sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Merek.
Dalam ketentuan pidana dibidang merek diatur dalam Bab XVIII Pasal
100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek besarnya ancaman
yaitu:
Pasal 100
a. Setiap orang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada
keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang
dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan ,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
b. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang
mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik
pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau
diperdagangka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah).
c. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan
kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp5000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
40 Doddy Hendrasakti, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, wawancara di
Pengadilan Negeri Makassar, 19 Maret 2019.
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Yang dimaksud dengan kata “tanpa hak” dalam pasal 100 tersebut adalah
merek yang digunakan “tidak terdaftar” dan sama pada keseluruhannya dengan
merek terdaftar milik orang lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Ini sesuai
dengan sistem yang dianut dalam Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016,
yaitu sistem first to file (pendaftar pertama) yang menjelaskan bahwa pendaftar
pertama melalui pengajuan permohonan adalah pihak yang diakui sebagai
pemegang merek. Sedangkan yang dimaksudkan barang dan/atau jasa yang
sejenis dalam pasal 100 dijelaskan bahwa kelompok barang dan/atau jasa yang
mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya.41
2. Ketentuan Perdata
Terhadap sanksi perdata yaitu berupa ganti kerugian dalam Undang-
undang Merek tahun 2016 ada disebutkan tentang gugatan ganti rugi. Dalam pasal
83 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa:
1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar
dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak
menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau
keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan
Merek tersebut.
2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh
pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
Hak merek bersifat kebendaan maka hak tersebut dapat dipertahankan oleh
siapa saja. Didalam pasal 83 tersebut disebutkan ada dua macam bentuk dari
tuntutan gugatan yakni berupa permintaan ganti rugi dan penghentian dari
pemakaian suatu merek. Ganti rugi tersebut harus dapat dinilai dengan uang, dan
41 Doddy Hendrasakti, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, wawancara di
Pengadilan Negeri Makassar, 19 Maret 2019.
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ganti rugi immaterial yakni berupa ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian
merek dengan tanpa hak sehingga yang berhak menderita kerugian secara moril.
Dari kedua ketentuan proses penyelesaian/sanksi terhadap pemalsuan
merek tersebut yang dijelaskan oleh Doddy Hendrasakti Hakim Pengadilan Negeri
Makassar ada satu hal yang menjadi pertanyaan penulis ialah suatu perusahaan
yang memalsukan merek bila dapat membayar ganti kerugian dari merek terkenal
ori apakah ia tidak dikenakan sanksi pidana dikarenakan ia telah melanggar
ketentuan Hak atas Kekayaan Intelektual.
Menurut Doddy Hendrasakti, Hakim di Pengadilan Negeri Makassar,
sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-undang Merek,
pelapor atau penggugat bisa mengajukan gugatan perdata yaitu perbuatan
melawan hukum. Jika pelanggaran semata-mata terhadap hak yang telah
tercantum dalam Undang-undang Merek, maka gugatannya dapat dikategorikan
sebagai peristiwa perbuatan melawan hukum. Sebagai pihak penggugat harus
membuktikan bahwa karena perbuatan melawan hukum tergugat, penggugat
menderita kerugian. Gugatan demikian bersifat keperdataan, tidak bisa
digabungkan dengan permohonan pembatalan merek, sebab upaya hukumnya
tunduk pada Hukum Acara Perdata (terbuka upaya banding dan kasasi).
3. Ketentuan Administrasi
Dari ketentuan sanksi pidana dan perdata menurut Doddy Hendrasakti
Hakim Pengadilan Negeri Makassar, terdapat juga dari ketentuan sanksi
administrasi. Contohnya, korban sebut saja si A telah mendaftarkan merek “X” di
Kementrian Hukum dan HAM Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual pada
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tahun 2001, tetapi pada tahun 2004 ada pihak lain sebut saja si B mendaftarkan
merek yang sama “X” dan mengakibatkan terjadinya kesalahan. Sehingga
administrasinya adalah si A menuntut kemenkumham Dirjen HKI agar mencoret
merek yang didaftarkan si B karena menurut si A dialah yang lebih dulu
mendaftarkan merek “X” tersebut. Tetapi permasalahannya kenapa keduanya
dapat diterima dan terdaftar di kemenkumham itu karena sifat manusia yang
terkadang lalai.
Tindakan administrasi yang dapat dilakukan oleh kantor merek ialah,
melakukan penolakan atas permintan pendaftaran merek dan penghapusan
pendaftaran merek.
Jadi dengan demikian menurut penulis pendaftaran merek memang
menjamin adanya kepastian hukum bagi pemegang hak atas merek. Namun, tidak
menjamin terciptanya keselarasan jaminan keadilan dan kemanfaatan karena
masih banyak merek-merek yang didaftarkan bukan oleh pemilik merek yang
sebenarnya. Hak Kekayaan Intelektual termasuk merek memiliki manfaat
ekonomis yang sangat besar. Dengan demikian, adanya pelanggaran merek dipicu
oleh nilai ekonomi yang sangat besar. Namun keberhasilan penuntutan pidana
dalam arti si pelanggar di pidana penjara dan/atau denda, sama sekali tidak
mengembalikan kerugian pemilik merek yang haknya dilanggar, terutama di
Negara maju. Tindakan administrasi yang dapat dilakukan oleh kantor merek ialah
melakukan penolakan atas permintaan pendaftaran merek dan penghapusan
pendaftaran merek.
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UUM No.20/2016 merupakan delik aduan. Delik aduan ini bersifat
pribadi, sehingga suatu delik memenuhi syarat untuk dituntut apabila ada
pengaduan, selain itu delik ini juga membatasi jaksa dalam melakukan inisiatif
penuntutan.
Maka berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lokasi kedua
yaitu di kanwil Kementrian Hukum dan HAM bagian pelayanan administrasi
Hukum Umum dan HKI, dalam hasil laporan tersebut Kementrian Hukum dan
HAM dalam hal ini tim PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang telah
diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai dengan pasal 99 ayat 1
UUM No. 20 Tahun 2016:
“selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat
penyidik tertentu dilingkungan kementrian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dibidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik
sebagaimana dimaksud dan Undang-Undang yang mengatur mengenai
hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Merek.”
Penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 99 ayat 1 UUM No.
20 Tahun 2016 tersebut mempunyai wewenang antara lain:
1) Pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan
tindak pidana di bidang Merek;
2) Pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana
Merek
Pemalsuan merek sangat merugikan korban juga konsumen. Aturan-aturan
mengenai merek juga sudah sangat baik, terbukti dengan adanya revisi mengenai
aturan merek itu sendiri, hanya sisa yang dibutuhkan adalah keprofesional
penegak hukum maupun kesadaran masyarakat untuk melindungi pemegang hak
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merek yang asli. Karena jangan sampai pemegang merek terkenal sampai harus
menutup toko karena kerugian fantastis yang dialami akibat pihak lain
mendompleng merek tersebut. Ide gagasan dan hasil karya yang bertahun-tahun ia
kembangkan entah itu dari segi bentuk, nama, gambar maupun logo
perusahaannya runtuh akibat pihak beritikad tidak baik yang tidak mau repot
berpikir untuk menciptakan suatu ide tetapi ingin mempunyai keuntungan yang
besar.
Menurut penulis, dalam persaingan usaha ada baiknya tetapi persaingan
usaha yang sehat, tidak mendompleng hasil karya pihak lain yang betul-betul
ingin mengembangkan suatu usaha. Ini juga dapat menyebabkan kekeliruan dan
kekacauan bagi khalayak ramai.
Dan juga dari banyaknya kasus pelanggaran hak atas merek penjatuhan
sanksi lebih banyak diberikan berupa ganti kerugian dan sanksi pidana. Akan
tetapi sanksi paling berat sesungguhnya adalah sanksi administrai dimana itu
berupa penghentian pemakaian merek.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Kategori pemalsuan merek diantaranya adalah ketika suatu produk palsu
atau produk dengan kualitas lebih rendah ditempel dengan merek yang
sudah terdaftar, merek terkenal dan juga mereknya sama tetapi dengan
sengaja menggunakan merek yang sama atau telah terdaftar milik orang
lain, merek yang didasari dengan itikad tidak baik, merek yang tidak hanya
menipu dan merugikan konsumen dengan produk palsunya namun juga
merusak reputasi dari pengusaha aslinya. Pemalsuan tersebut sering terjadi
terutama terhadap produk-produk garmen yang kebanyakan merupakan
merek luar negeri seperti Levi’s, Lois, Chanel, kosmetik.
2. Proses penyelesaian hukum hak merek palsu adalah Pemilik merek dapat
menempuh upaya penyelesaian tergantung pada kasus faktual yang terjadi
dan dijatuhkan sanksi berupa sanksi pidana penjara, sanksi perdata ganti
kerugian dan sanksi administrasi. Akan tetapi dari ketentuan tersebut sanksi
Administrasi lah yang paling efektif untuk dilakukan.
B. Saran
1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sudah sepatutnya
Dirjen HKI selaku pihak yang berwenang, lebih teliti dalam pemeriksaan
merek yang sudah terdaftar. Dan juga Perlunya pengawasan yang konkrit
baik dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun dari Kementrian
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Hukum dan HAM, untuk melakukan pembinaan hukum terhadap produsen,
pedagang dan konsumen agar dapat menekan angka pelanggaran merek.
2. Perlunya aparat penegak hukum lebih efektif dalam menjalankan sanksi
terkait merek. Proses penerapan sanksi yang lebih efektif dilakukan adalah
sanksi administrasi dengan pemberlakuan sanksi tersebut maka pelaku
pelanggaran hak atas merek tidak dapat melanjutkan proses produksi karena
keharusan untuk menghentikan semua kegiatan yang berkenaan dengan
pemakaian merek tersebut.
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